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Registrazione di disegni e modelli e
peculiarita normativa

La definizione di "disegni e modelli" fornita dalla attuale
normativa italiana e comunitaria stahilisce come criteri per la
registrahilita unicamente la novita ed il carattere individuale
dell'aspetto di un prodotto, mentre non fa alcun riferimento
alla sua gradevolezza estetica. Tale definizione mira ad
allargare la possibile tutela attraverso la registrazione di un
disegno e modello a qualsiasi settore industriale o artigianale,
purche le caratteristiche del prodotto non siano esclusiva-
mente dettate dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

Tale definizione ha consentito I'accesso all'istituto dei disegni
e modelli registrati a soggetti che operano nei campi piu
disparati.

Un notevole impulso alla registrazione dei disegni e modelli &
sicuramente dato dal Disegno Comunitario Registrato, che
consente con un'unica registrazione di ottenere tutela sul
territorio di tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.

La normativa comunitaria prevede, tra l'altro, la possibilita di
depositare domande di registrazione multipla, vale a dire
domande di registrazione contenenti un qualsivoglia numero
di disegni diversi, purchée destinati ad essere incorporati in
prodotti merceologicamente affini.

Un ulteriore impulso & poi venuto dalladesione dell'Unione
Europea e di altri importanti Paesi extra europei (Stati Uniti,
Canada, Giappone, Corea, Federazione, Russa, ecc.) al Sistema
dellAja sul disegno internazionale, che consente, mediante
un'unica domanda di registrazione internazionale. di richiedere
e ottenere tutela in numerosi mercati di rilevante importanza.

Sebbene, come sopra evidenziato, nessun settore manifatturiero
risulti escluso a priori, resta pur vero che nell'immaginario
collettivo il concetto di aspetto esteriore riporta immediatamen-
te a categorie merceologiche in cui le caratteristiche estetiche
dei prodotti hanno unimportanza predominante rispetto alle
prestazioni tecniche per il successo commerciale degli stessi, in
particolare al settore della moda e dell'abhigliamento.

Eppure, proprio questi settori incontrano enormi ostacoli
nell' accedere alla tutela dei disegni e modelli registrati,
sostanzialmente riconducibili a due fattori: I'elevato numero di

diversi modelli che compongono ciascuna collezione e la
rapidita con cui cambiano gusti e tendenze.

Da un lato, anche in giurisdizioni in cui & prevista la possibilita di
depositare domande di registrazione multipla - prima fra tutte
I'Unione Europea - l'introduzione di decine, se non centinaia, di
disegni e modelli diversi in un'unica domanda di registrazione
porta comunque a investimenti economici molto onerosi.

Dall'altro, gli operatori del mondo della moda non sono gene-
ralmente interessati ad ottenere tutela su un lungo periodo di
tempo.

E daltronde evidente che proprio il settore della moda e
dell'abbigliamento si trova costantemente a fronteggiare
attivita illecite e contraffattorie.

Tale criticita non e sfuggita al legislatore europeo, che ha
introdotto, parallelamente all'istituto del disegno comunitario
registrato, la tutela conferita dal disegno comunitario non
registrato.

Secondo I'Art. 11 del Regolamento CE 6/2002, anche in assenza
di qualsiasi deposito o registrazione formale, qualora un
disegno o0 modello soddisfi in linea teorica i requisiti di novita
o carattere individuale, esso "e protetto come disegno o
modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni
decorrente dalla data in cui il disegno o modello é stato
divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunita”.
Tuttavia, la tutela conferita dal disegno o modello comunitario
non registrato e affetta da numerose limitazioni.

La piu rilevante, esplicitamente riscontrabile nel testo stesso
del Regolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli registrati,
prevede che il titolare di un disegno comunitario non registrato
possa intervenire contro possibili contraffattori, "soltanto se
l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno
o0 modello protetto".

Incombe pertanto sul titolare del diritto un onere di prova che
e invece del tutto assente nel caso di un disegno o modello
registrato e che e difficilmente quantificabile (anche alla luce
della scarsa giurisprudenza reperibile in materia).

Inoltre, al titolare di un disegno o modello comunitario non
registrato spetta l'onere di provare la data certa di prima
divulgazione al pubblico della propria creaz
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A tale proposito, vale la pena notare come l'utilizzo di certifi-

cazione della propria proprieta Intellettuale mediante
blockchain pud costituire uno strumento molto efficace quan-
tomeno per stahilire con certezza la data di divulgazione e di
primo utilizzo di creazioni tutelabili mediante disegno comuni-
tario non registrato.

In ogni caso, il titolare di un design o modello comunitario non
registrato deve sopportare oneri probatori piuttosto gravosi
per dimostrare l'esistenza dei propri diritti, oneri che sono
invece assenti nel caso di un diritto registrato.

Inoltre, nell'azione a tutela dei propri diritti I'assenza di un
diritto registrato puo purtroppo precludere l'accesso a efficaci
strumenti di lotta alla contraffazione. E possibile citare, a titolo
di esempio, la possihilita di attivare sorveglianze doganali, che
si basa sull'esistenza di un disegno o modello registrato. Ma
I'assenza di un diritto registrato pone anche limitazioni rispetto
alla possibilita di intervenire in modo tempestivo e rapido nei
confronti della commercializzazione online di prodotti
contraffatti, che sta acquisendo dimensioni sempre crescenti
in tempi recenti.

In questo contesto cosi complesso, pud assumere un'importanza
strategica rilevante una interessante peculiarita della normativa
italiana in materia di disegni e modelli.

Anche la normativa italiana prevede la possibilita di depositare
domande di registrazione multipla e, in aggiunta, in ltalia la
tassa ufficiale di deposito per una domanda di registrazione
multipla e fissa e del tutto indipendente dal numero di disegni
diversi contenuti nella domanda.

Per apprezzare |'impatto economico di tale peculiarita basta
considerare che le tasse ufficiali per il deposito di una domanda
di registrazione in Italia ammontano a 100 Euro, indipendente
dal fatto che i disegni in essa contenuti siano 2 o 100 o 300,
mentre nel caso di deposito comunitario, si passa da 525 Euro
nel caso di due disegni a 9.125 Euro nel caso di 100 disegni e
addirittura a Euro 25.125 nel caso di 300 disegni.

Peraltro, la normativa italiana & estremamente libera in termini
di numero e di tipologia delle riproduzioni depositate, il che

limita anche l'onere nella predisposizione della domanda.
E evidente che la registrazione sul territorio di un solo Paese
offre una tutela in qualche modo limitata.

Occorre tuttavia considerare che nulla nella normativa comuni-
taria lascia presuppore una qualche forma di incompatibilita fra
I'esistenza di un disegno nazionale registrato con la possibilita di
invocare la tutela del disegno o modello comunitario non
registrato.

D'altronde, il possesso di un certificato di registrazione
darebbe accesso ad una serie di benefici che non sarebbero
altrimenti raggiungibili.

Alla luce di tali considerazioni sottolineiamo Il'importanza di
rivolgersi ad un professionista per valutare le migliori strategie
di protezione a livello europeo o nazionale.

Metaverso e NFT: cosa centra la
proprieta intellettuale?

Adidas, Nike, Atari, Snoop Dogg, Post Malone, The Weeknd,
sono alcune delle maggiori aziende e dei pid noti personaggi
pubblici ad aver fatto il loro ingresso nel Metaverso. Prose-
guendo oltre Adidas, Nike ha creato uno spazio su Roblox
chiamandolo Nikeland, e ha poi depositato vari marchi a
tutela della sua attivita metaversiana e, piu in generale, nel
mondo NFT.

Tramite poi figure pubbliche, gli NFTs hanno fatto il loro
ingresso in altri settori. Basti pensare al successo delle
Bored Apes Yacht Club BAYC, acquistate dal calciatore

Neymar, gli artisti musicali The Weeknd e Post Malone, che
hanno inserito nel video del loro featuring "One Right Now
l'acquisto di una BAYC tramite Moonpay, Snoop Dogg (che ha
anche creato uno SnoopVerse), Paris Hilton, Gwyneth Paltrow,
Jimmy Fallon, Serena Williams e molti altri.



https://www.roblox.com/nikeland
https://boredapeyachtclub.com/#/
https://www.youtube.com/watch?v=Tc0tLGWIqxA
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Ma cos'e davvero il Metaverso? Per cominciare, il metaverso
non & nato nel 2021 come molti potrebbero pensare. La parola
"metaverso" & emersa infatti per la prima volta molto prima in
Snow Crash, un romanzo scritto da Neal Stephenson nel 1992
e, il metaverso esisteva gia in diverse applicazioni sviluppate
in passato, quali SimGCity®, Second Life®, solo per citare le pil
avanzate tra gli anni '90 e 2000.

Il Metaverso e "una versione proposta di internet che incorpora
ambienti virtuali tridimensionali" (definizione tratta dal
Dizionario online Collins) o, pit facilmente, "una realta digitale
alternativa dove la gente socializza, lavora, gioca ed effettua
transazioni" (definizione di Republic Realm).

Una volta chiarito che cosa sia il metaverso, e necessario
distinguere tra quelli basati su blockchain e quelli non basati
su blockchain. Un esempio di questo secondo tipo sono i
videogiochi, metaversi dove gli utenti utilizzano i propri avatar
per giocare. Giononostante, in tali contesti non esistono
oggetti virtuali unici ed univoci (ergo, degli NFTs) venduti o
disponibili per l'acquisto sul metaverso (le "skin" o avatar
speciali venduti su Call of Duty, Assassin's Creed, Fortnite e
simili non sono degli NFTs) e quindi non sono metaversi basati
su blockchain. Contrariamente, esistono anche metaversi
basati su blockchain, ossia decentralizzati, dove i creatori di
oggetti virtuali possono mettere a disposizione degli utenti le
loro opere e ricevere un compenso in sequito alla vendita (e
rivendita) di tali opere nel metaverso. Questo tipo di metaverso
e orientato alla remunerazione degli artisti/creatori/sviluppatori
ed & presente in piattaforme tipo Decentraland, The Sandbox,
Cryptovoxels, per menzionarne alcune.

Venendo ora agli aspetti legali relativi al metaverso e NFTs, e,
in particolare, alle questioni associate alla proprieta intellet-
tuale (PI), i risvolti da analizzare sono diversi. Uno di questi
riguarda la questione dell'impersonazione e degli usi non
autorizzati da parte di terzi. Infatti, esattamente come su
internet, nel metaverso (sia in quello remunerativo che non
remunerativo) si trovano molti casi di usi non autorizzati e
fraudolenti che violano la proprieta intellettuale di terzi. Non
essendo uno spazio ancora molto conosciuto, si possono
costruire siti fasulli ed utilizzare la reputazione di brand

famosi dando ad intendere che gli stessi brand vendano i loro
prodotti nel metaverso, quando cid non rispecchia la realta
dei fatti. Per esempio, in riferimento ad Adidas e al suo ingresso
nello spazio NFT, esistono svariate collezioni su OpenSea,
forse il pid grosso marketplace per gli NFTs, che stanno
vendendo immagini profilo delle BAYC, con avatar che indossano
capi Adidas simili o addirittura identici a quello illustrato
allinizio del presente articolo (https://opensea.io/col-
lection/adidas-nft-s).

Un'altra questione rilevante da segnalare € la questione generale
degli NFTs, del loro contenuto e dei diritti che si intendono
ceduti con l'acquisto di un NFT. Esattamente come abbiamo
ripetuto anche in occasioni passate, gli NFTs possono essere
ceduti in qualitd di opera assieme ai loro rispettivi diritti
patrimoniali, come nel caso delle BAYC menzionate in precedenza,
in merito alle quali i loro creatori hanno deciso che mediante
la vendita si ritengono ceduti i diritti patrimoniali ad essi
associati, oppure si pud anche scegliere un approccio piu
conservativo, come quello adottato da Larva Labs, ossia i
creatori dei Crypto Punks, un'altra collezione estremamente
famosa nello spazio NFT, che hanno deciso di mantenere la
titolarita dei diritti patrimoniali sulle opere.

Esistono dunque questioni rilevanti anche in materia di
violazione di diritti di proprieta intellettuale non da sottovalutare
nel metaverso. Uno degli ultimi sviluppi in tal senso riguarda il
caso MetaBirkins, in particolare, la lettera di diffida inviata da
Hermes all'artista Mason Rothschild, che aveva messo all'asta
su Rarible, un marketplace di NFT, opere virtuali che raffiguravano
le borse Birkin di Hermés, solo in formato digitale. L'artista
infatti ha ampiamente beneficiato della vendita di questi
oggetti virtuali a prezzi che partivano da 40.000 USD per unita,
cifre di fronte alle quali I'azienda francese non ha potuto
chiudere un occhio ed & dovuta intervenire rivendicando la
contraffazione dei suoi diritti di proprieta intellettuale sul
nome "Birkin" e sul disegno dell'iconica borsa. Infatti, se
Hermés non avesse fatto valere i suoi diritti, sarebbe esistito
un palese rischio di confusione ed associazione, ovvero consi-
stente nel fatto che gli utenti potessero associare tali NFTs a
Hermés o a una collaborazione ufficiale con la famosa Maison
francese.

Allo stesso modo, va tenuto presente che il metaverso ha dato
la possibilita a vari brand di allearsi e creare delle partner-
ships strategiche per entrare nel mercato degli NFTs. Si pensi
per esempio alla partnership tra Prada ed Adidas (https://o-
pensea.io/collection/adidas-originals-x-prada-nft), oppure
quella tra Moncler e Fortnite (piattaforma di gaming, ad oggi
un metaverso non basato su blockchain). In tali contesti sara
fondamentale regolamentare il rapporto tra le parti, la titolarita
della proprieta intellettuale, le licenze, il co-branding, etc.

In conclusione, gli strumenti IP rimangono invariati, con aspetti
positivi e negativi da prendere in considerazione. Vale a dire,
mentre da un lato il metaverso e gli NFTs in generale sono
certamente una novita positiva, dato che gli artisti posso


https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/metaverse
https://www.republicrealm.com/
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avere una prova immediata di proprietad sulle loro opere,
dall'altro lato, i truffatori guadagnano ulteriore anonimato
sugli ecosistemi blockchain, quindi pit difficili da raggiungere,
il che complica gli sforzi dei professionisti per far rispettare i
diritti dei propri clienti.

Per tali motivi & ancora pit importante da un lato aumentare la
sorveglianza dei propri marchi sui metaversi e allo stesso
tempo estenderne cautelativamente la tutela registrando gli
stessi segni anche relativamente alla vendita di oggetti virtuali
in forma di NFTs sui metaversi, onde evitare ripercussioni
negative in un secondo momento.

La nuova direttiva del Copyright

Recentemente [ltalia, come altri Stati Membri dell'Unione
Europea, ha recepito la nuova Direttiva (UE) 2019/790 sul
diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale,
anche definita "direttiva copyright” o Digital Services Act,
attraverso il d.Igs. 8 novembre 2021, n. 177.

Liniziativa & stata prevista nell'ottica della revisione del
quadro giuridico comunitario in materia di diritto d'autore e
diritti connessi, volta a fronteggiare non solo il continuo
evolversi del mondo tecnologico in cui gli stessi si inseriscono,
ma altresi i nuovi utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti
protetti nel mercato interno, con I'ambizione di regolarne gli
aspetti all'insegna dell'armonizzazione.

La necessita di aggiornare la disciplina del diritto d'autore in
tale contesto nasce dunque dalla volonta di cristallizzare il
hilanciamento di interessi fra il commercio online, attuato in
modo lecito, e il rispetto dei consumatori, delle aziende e dei
loro diritti di proprieta intellettuale.

Fra le interessanti novita contenute all'interno della direttiva
si possono notare le seguenti previsioni:

« saranno consentiti la diffusione, condivisione e il riutilizzo,
anche per finalita commerciali, di copie non originali di opere
d'arte una volta divenute di pubblico dominio;

« verranno riconosciuti agli editori delle pubblicazioni di carattere
giornalistico i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazio-
ne delle stesse utilizzate da parte dei prestatori di servizi on
line;

« gli autori dell'opera di ingegno saranno remunerati in modo
adeguato e proporzionato al rilascio o trasferimento dei loro
diritti; potra essere loro riconosciuta una quota dei profitti a
seguito dello sfruttamento delle loro opere; vigera un obbligo
di trasparenza grazie al quale autori e artisti conosceranno
il modo in cui editori e produttori utilizzano le loro produzioni;

« le piattaforme di condivisione dei contenuti online dovranno
ottenere una licenza per le opere protette da copyright
caricate dagli utenti;

« agli istituti di ricerca sara riservata la possibilita di estrarre
materiale coperto da copyright (testi, dati, riproduzioni,
utilizzi digitali di opere) a scopo sia di ricerca scientifica sia
a finalita illustrativa a uso didattico. Sara altresi permesso
agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare
copie di opere e altro materiale.

Alla luce delle suddette novita e modifiche, i professionisti
dello studio Interpatent sono a disposizione per qualsiasi
approfondimento sul tema e sulle implicazioni pratiche della
direttiva circa i futuri accordi fra i titolari di diritto d'autore e
diritti connessi ed i prestatori di servizi online.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprieta Industriale in generale
e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione pit ampia degli strumenti che il campo dei marchi,
nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo

di nuove soluzioni e idee.
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